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ASPECTOS DA MARCA E SUA PROTEÇÃOl 
Ruy Rosado de Aguiar Júnior' 
1. Propriedade intelectual é o gênero que abrange o direito do autor e o direito 
de propriedade industrial, neste incluída a marca. ' 
Esclarece o Prof. Ascensão que a marca não é uma propriedade: o seu titular tem 
o direito (interno) de uso, e o externo (impedir terceiros), o que significa que marca 
outorga um exclusivo, mas nos limites da atividade econômica. "Fora da atividade 
econômica já essa exclusão não se verifica."4 
2. São sinais distintivos a marca, o nome empresarial, o título do estabelecimento 
e o nome de domínio. Sendo que "a marca não é um sinal distintivo de indivíduos, 
como o nome de estabelecimento, insígni a, o nome comercial [ ... ] é um sinal distintivo 
duma série" .5 
3. Marca tem sido definida como o sinal pelo qual o produto ou o serviço é co· 
nhecido e distinguido no mercado consumidor. O art. 122, I, da Lei de Propriedade 
Industrial (Lei nO 9.279, de I 4.5. I996) define marca como sendo a usada para distin· 
guir produto ou serviço de outro idêntico. Entre as muitas definições de marca, parece 
adequada a proposta por Mathely: "Le marque est définie com me étant un signe, servant à 
I Anigo extraído de parecer, aqui publicado em homenagem ao ilustre Professor José de Oliveira Ascensão. 
2 Ministro Aposentado do Superior Tribunal de Ju stiça. 
3 A propriedade industrial refere-se a diferentes bens, como as marcas e os inventos; é um ramo paralelo 
ao direito de autor. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito al/toral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 2I. 
~ ASCENSÃO,José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (meta tags) na internet. In: ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL. Direito industrial. Coimbra: Almedina, 2003. v. 3, p. 14. Ao fazer 
essa observação, o ilustre jurista dá exemplos: alguém pode decorar a moradia com a marca McOonald's, ou 
chamar o cão de Coca-Cola, O que evidencia a inexistência do direito de propriedade sobre a marca. 
S ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (me tarags) na internet. ASSOCIAÇÃO 
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distinguer les objets de industrie ou du CQmmerce d'w!C cntreprise, ef p/us gélléralemellf les objets 
provemll1/ de /' (laivité économique ou sociale d'une persotlne" . 6 
4. As características gerais que um sinal deve apreselHar para constituir uma 
marca podem ser assim enumeradas: a marca (a) tem de ser nova; (b) deve ser especial 
ou gozar de especialidade, no semido de que apenas abrange os producos ou serviços 
para que foi registrada ou produtos ou serviços semelhantes; (c) deve (er caráter dis-
rim ivo, para distinguir produtos ou serviços de OUtros diferentes; (d) deve ser lícita; 
(e) deve goza r de proteção em determinado terri tório; (I) deve ser verdadeira, isto é, 
corresponder à realidade, não sendo admissível a existência de uma marca que possa 
enganar o público.7 
5. O art. 124 e seus incisos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nQ 9.279, de 
14.5.1996) enumeram as expressões que não podem constar da marca . 
Entre outroS que não são registráveis como marca, aqui nos imeressa destacar o 
sinal genérico: 
')In. 124. [ ... J. 
VI - Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente 
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distingui r, ou 
aquele empregado comumente para designar uma característica do produto 
ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época 
de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente 
forma distintiva". 
"A mens iegis é proibir que um concorrente exclua o uso de sinal franqueado a 
[Odos, o que consticuiria abuso. Os sinais necessários, genéricos, comuns, vulgares 
ou simplesmente descritivos são res communís ollJllium e, ponanto, não há falar de seu 
registro."8 A explicação é simples e tem importância funcional: a impossibilidade de 
uso das indicações descritivas restringiria sensivelmente o livre desenvolvimento das 
atividades empresariais.9 
IvtATHELY. Paul. Li droit [rançai$ des signrs dis!inctif,. Paris: Journal dcs Notaircs, 1984. p. 9. 
CARVALHO. Américo da Silva. Dirtito das marcas. Coimbra: Coimbra. 2004. p. 23-29. 
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELEcrUAL. Comtn!ários 
à Lti da Proprirdndr Indumial. ed. rev. e alual. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p_ 211. 
! FERNÁNDEZ NOVOA. Carlos. Tratado sobre dtrecho de marcas. 2. cd. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 459. 
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6. Elementos descritivos são "los nombres, palabras o signos que cOIls!iruyan la designa-
riÓ11 necesaria dei produc fo o servirio a distinguir o que describml SII na!uraleza o cualidades". 10 O 
elemento descritivo comunica imediatamente ao consumidor médio a correspondente 
informação sobre as características do produlO. 11 
O signo integrante da marca não pode ser genérico ou necessário, "c'est-à-dire li tilisé 
daTlS la langue (ourante pour désigner le produit oule serviu don! iI s'agit" . 12 
7. Inclu i-se, entre os sinais descritivos, o que indica afunção do produto, servindo 
apenas para informar que o produto desempenha cena função. 
Já havia essa reslrição na vigência do anti go direito, conforme Pontes de Miranda: 
''As denominações descritivas, formadas por simples justaposição ou agluti nação 
de palavras necessári as ou de uso geral, são irregistráveis. Se a marca alude à 
natureza, à destinação ou a qualidades do produto ou mercadoria, é descritiva 
e, pois, irregistrável"Y 
Pela inserção de palavras descritivas ou usuai s, "o registro não confere ao seu citular 
a excl usividade do seu emprego, podendo outros fabricantes usá-Ias ou combiná-Ias em 
novas marcas, desde que não criem confusão com outras anteriormente registradas" . I~ 
8. Quando se pensa em consumidor, há de se ter em conta "o consum idor médio, 
normalmente informado e razoavelmente atento e perspicaz". 15 A própria natureza do 
prod ufO evidencia tratar-se de consumidor com razoáveis conhecimentos a respeito 
do mercado, como acontece com os prod utos de informática, cujo usuário tem, de or-
dinário, condições de escolher o aparelho pelas suas características e pela capacidade 
operacional . 
10 ZUNINO. Jorge O. Falido d(con,"âo: régi rnen legal de su transferencia: procedimiento, transmisión aislada 
de bienes. transferencia parcial., 3. !'d. ac1. y ampL Buenos Aires: Astrea. 2009. p. 139. 
11 FERNÁNDEZ NOVOA. Carlos. Trlltado 50bre dn?cho dt marcas . 2.!'d. Madrid: Marcial Pons. 2004. p. 187. 
Il BLAISE. Jean·Bernard. Oroit dN affairrs: commerçants, concurrence. distribution. 4. êd. Pari s: l GDJ, 
2007, p. 379. 
IJ PONTES DE MIRANDA, Francis<:O Cavalcanti. Tratado dt dirrito privado: pane especial. Atualizado por 
Carlos Henrique de Carvalho FrÓl's. Colaboradores: Kalia Braga de Magalhães el a!. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2013. t. 17, p. 11 4, S 2013. 
14 CERQUE IRA, João da Gama. Trotado da proprifdaM industrial: das marcas de fábrica e de comêrcio. do 
nome comercial. das insígnias, das frases de propaganda e das rc<ompensas indUSlriais. da concorrência 
desleal . Rio de Janeiro: LumenJuris, 2010. v. 2, I. 2, parte 3. p. 4 1. nota 70. 
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9. Os ares. 125 e 126 da nossa lei de propriedade industrial fazem a distinção 
entre marca de alto renome e marca IlOloriamellte conhecida: a de alto renome tem proteção 
especial em todos os ramos de atividade, desde que registrada no Brasil (art. 125), 
enquanto a marca notória, conhecida em seu ramo de atividade, goza de proteção es-
pecial, independentemente de depósito ou registro no Brasil (an. 126). 
"Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será asse· 
gurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. 
Art. 126. A marca nOtOriamente reconhecida em seu ramo de alividade nos 
termos do art. 6\1: bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Pro· 
priedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar 
previamente depositada ou registrada no Brasil". 16 
o art. 125 da LP I refere-se à marca que goza de prestígio em todos os ramos de 
atividade: "Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en 
general, se considerará que los mismos son renombrados", conforme definição da Lei 
espanhola, art. 8, 3. 
O art. 6g bis da Convenção da União de Paris, na sua versão aprovada em Estocolmo 
(1967) e promulgada no Brasil (1992), dispõe: 
" ( I) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, 
quer admin istrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do inte-
ressado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua 
reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma 
marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere 
que nele é nororiamcnleconhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada 
pela presente Convenção, e util izada para produtos idênticos ou similares. O 
mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida 
ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".!7 
Nmória é a marca que é conhecida por urna grande pane do público no seu ramo de 
atividade e goza de reputação importante. !8 A notoriedade da marca tem, entre outras 
finalidades, a de evitar a confusão, pois o conhecimento geral do público consumidor 
facilita a distinção. l' 
I' BRASIL Lei nQ 9.279. de 14 de maio de 1996. Rrgula dir~iro$ r obrigaçót'$ rr/ativos à proprinfadr industrial. 
Disponível em: <hnp:/ lIegis.scnado.lcg.hr lIegislacao/ UstaPuhlicacoes.anion?id = 10247 4&tipoDocu men-
lo=LEI&ripoTcxto;PUB>. Acesso em: 30 jul. 20\3. 
17 BARBOSA. Denis Borges. Propritdade inrt/ecrual: a aplicação do acordo TRIPs. 2. ed. Rio de Janeiro: Lo-
menJoris. 2005. p. 37. 
I' SOARES. José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedlldr indusrrial: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica 
Brasileira. 2003. v. I. p. 364. 
I' FERNÁNDEZ NOVOA. Carlos. Tratado sobrt dnrcho M mllITII$. 2. ed. Madrid: Marcial Pons. 2004. p. 289. 
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Toda marca renomada é notória . O melhor exemplo é a Coca-Cola, marca notoria-
mente conhecida no seu ramo de atividade, no Brasil e no mu ndo. 
10. É possível que simples elemenco descritivo da função de um aparelho se trans-
forme em marca notória no comércio mundial graças à atuação da fabricante. Assim 
aCOntece, por exemplo, com "iPhone", que descreve a fu nção de um telefone ligado à 
imernec. que se constitui em marca universalmente conhecida. 
11 . O fato da transformação de um termo gené rico em marca e em marca notória 
foi examinado pelo ego Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado pelo 
então Des. Cezar Peluso. Tratava-se de decidir sobre o uso da palavra "alpargatas", 
que perdeu seu sentido primitivo correme para suscitar a imediata associação de ideia 
com o produto fab ricado pela São Paulo Alpargatas S.A., pelo que o termo "alpargatas" 
representa marca de indústri a a merecer tutela jurídica.lo 
12. É sabido que "o grau de nocoriedade de uma marca é adquirido pela apreciação 
do público; é o consumidor e/ou usuário que fixa, pela sua aceitação, o valor da mar-
ca, visto que esta é um sinal que tem por objetivo reunir a cliemela, sem a qual nada 
significa".ll 
13. A marca teria surgido com a singular finalidade de proteger o produ cor contra 
fu n os, pois a marca poderia identificar o objeto da subtração. 
Mais tarde, e assim ficou registrado por Pontes de Miranda, a marca leve como 
fim principal a proteção do fabricante contra a concorrência: "Em verdade. a proteção 
das marcas é mais a favor dos produtores e comerciantes do que dos adquirentes e 
consumidores".22 
José Carlos Tinoco Soares escreveu: "A marca de fábrica ou de indústria tem por 
fim principal indicar a proveniência originária, primitiva do produto, a saber: o seu 
fabricante ou produtor, o estabelecimemo onde foi produzido ou a localidade ou re-
10 TJSP. Ap. 82.301, Segunda Cimo Acórdão publicado na Rtl'ista dos Tribunais. $lo Paulo, nQ 619. p. 90, 
transcrito por PAES. P. R. Tavares. Nova ui da Propriedadt hldustria/: Lei n" 9.279. de 14.5.1996: anotações. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. 1996. p. sS. 
II SOARES. Josê Carlos Tinoco. Trllt<ldo da propriedade industrial: marcas e congêneres. São Paulo: Juríd ica 
Brasileira. 2003. v. I, p. 367. 
22 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcami. Trotado M di"ito pril'adO: pane especial. Atualizado por 
Carlos Henrique de Carvalho Fr6es. Colaboradores: Katia Braga de Magalhães el aI. São Paulo: Revist3 dos 
Tribunais. 20 13. t. 17, p. 76, S 2009. 
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gião de sua proveniência".2J Ainda hoje, na França, "Ie marque y eSl COI!fue non comme 
un instrument de protecrion du consommateur mais comme un moyen pOlir les industriels et les 
commerfwlts d'attirer el de retenir une c/ienlclc" .24 
14. Atualmente, entre nós, predomina o entendimento de que a marca tem dupla 
finalidade: serve à proteção do seu titular contra o uso indevido, isto é, tem uma fina-
lidade concorrencial (prOtege o investimento do empresário), e também dá proteção ao 
consumidor na escolha dos produros de sua preferência. "A marca permite ao consumi-
dor escolher um produto ou serviço tendo em vista sua experiência anterior" .25 Den is 
Borges Barbosa pôs em evidência esses dois pontOs e cita Tulio Ascarelli: "La protección 
de la marca [. . .] es UI! inserumento para UI!a diferenciación COI1Cllrrellciai que /iene como último 
fimdamenro la protección de los consumidores y por lo tanto, sus limites, el! /a fUl1ciól1 distil1liva 
que cump/e". 26 
O Prof. Rubens Requião descreveu a evolução do pensamemo dOUlrinário: "O 
fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do 
empresário. Não assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constituía 
apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atual-
mente, todavia, o direito sobre a marca tem d l1 plo aspecto: resguardar os direitos do 
producor e do comerciante, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, 
tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado" .l7 
15. A DirC( iva da Un ião Europeia, ao definir marca, nela inclui a condição de 
"distinguir los prodlletos o servicios de unil empresa de los de olras".18 Assim também na lei 
espanhola de 200 I: "Se enfiende por marca rodo SigIlO susceptible de represenración gráfica que 
sirva para distinguir en el mercado los prodllcros o servicios de !ma empresa de los de orra" (an. 
4, 1). Como consequência dessa capacidade de distinguir, "se /lega a la conclusión de que 
l) SOARES. José Carlos Tinoco. Tralado dll propriecUuU industrial: marcas (' (Ons~n('res. São Paulo: Jurídica 
Brasileira. 2003. v. I, p. 112. 
l' AZÉMA. jacql,les : GALLOUX, Jean.Christophe. Droit de la propriitt i"dustriellt. 6. éd. Paris: Dalloz. 2006. 
p.752. 
1J LOBO, Thomaz ThOOim./mrodução li no\'a Lri dI' Propriedadt Imrif{Wai: Lei n9 9.279/96: sistema de proprie· 
dade indust rial, patentes e desenho industrial. marcas. modelos de contratos. São Paulo: Atlas. 1997. p. 73. 
1. ASCARELU. Tulio. Troría dt /11 çonçurrt'nria y dI' los bifnes inmarerialt'S, p. 439, apud BARBOSA, O<'nis 
Borges. Uma jlltroduç,Io li propriedade inulmual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 80 I. 
1" REQUIÃO, Rubens. Curso de dirt'ilo comenial. 28. 00. rev. e atual. por Rubens Edmundo Requião. São 
Paulo: Saraiva, 2009. v. I, p. 258. 
11 ArL 2 da Diretiva 89/104/CEE. Primeira Diretiva 89/I04/CEE do Conselho. de 21 de dezembro de 
1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros em matéria de marcas. Disponi\'el em: 
<: http://el,lr.lex.europa.l'u/ LexUriServ/lex U riServ.do?uri = CONSLEG: 1989LO 1 04: 19911223: PT: POF > . 
Acesso em: 3 fev. 20 I 4. 
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la marca es el único medio que por permitir elegir los productos a traves de su identi[rcaciólt, hace 
posible qlle la oferta de productos de l/IIa misma c/ase sea transpClrence para ti consumidor" ,29 
16. Pode·se dizer então, seguindo a lição do Prof. Ascensão, que a marca tem 
uma ún ica função, que é a distintiva,lo com dupla consequência: ao distinguir entre os 
produtos, a marca protege o fabricante e esclarece o consumidor, razão pela qual se 
conclui que esses dois efeitos estão imbricados, um complementando o outro. 
A quebra da distinção nos leva ao tema da confusão entre os produtos, situação 
danosa ao mercado. 
17. É preciso evitar a confusão entre os produtos. O respeito à marca afasta esse 
perigo, que prejudica igualmente o fabricante e o consumidor. 
Nos termos do art. 124, XIX, da LPI, não é registrável como marca a reprodução 
suscetível de causar cOltfusão 011 associação, regra que o atualizador do Tratado de Pontes 
de Miranda considera a mais importante do elenco de proibições.ll 
A doutrina insiste nesse ponto: uma das chaves fundamentais do Direito de Marcas 
é a .figura jurídica do risco de confusão.32 A confusão entre os produtos prejudica o 
fabricante, que fica desprotegido contra os congêneres, e o consumidor, sem segurança 
quanto às características do produto que adquire.3) 
18. A disti nção entre confusão e associação (que a nossa lei faz ao introduzir a con· 
junção "ou" no art. 124, V: reprodução suscetível de causar confusão ou associação ... ) 
é pomo controverso na dout rina estrangeira. Amércio da Silva Carvalho critica a al-
ternat ividade que está no art. 193 do Código de Pon ugal, que se refere a confusão ou 
associação, e afirma que "o risco de confusão compreende o risco de associação".14 
~ FERNÂNDEZ NOVOA. Carlos. Tratado sob,.. dl'ffl:ho dt marcas. 2. ed. Madrid: Marcial Pons. 2004. p. 66. 
J() ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (meratags) na internet. In : ASSO· 
CIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL. Direiro hldumial. Coimbra: Almedina, 2003. v. 3, 
p. 10: ''A única função da marca é a runção distintiva". 
li POI\'TES DE MIRANDA. Francisco Cavalcarui. Tratado de dirriro privado: pane especial. Atualizado por 
Carlos Henrique de Carvalho Fr6es. Colaboradores: Katia Braga de Magalhães 1'1 aI. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. r. 17, p. 126, nOta ao S 2013. 
II FERNÂNDEZ NOVOA, Carlos. Traradosob,..dfTfChotUmal"("<U. 2. 00. Madrid: Marcial Pons. 2004. p. 273. 
lJ Américoda Silva Carvalho, examinando o siSlema de Ponugal. assume posição crilica quanto à distinção 
dos produtos através de suas dissemelhanças ou semelhanças: leria sido doutrina de grande mérito em seu 
lempo mas que eSlá compleramente ulrrapassada. "Presentemente, o que importa é a sua provenil!:ncia, 
pois é na empresa que o consumidor deposila a confiança. Este é que constitui o elememo de escolha" 
(CARVALHO. Américo da Silva. Dirrilo dr MarfflS. Coimbra: Coimbra Ed., 2004. p. 75). 
H CARVALHO, Américo da Silva. Direito dr marcas. Coimbra: Coimbra Ed., 2004. p. 57. 
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Aquele jurista traz em abono de sua tese o parecer jurídico do Professor Ascensão, 
elaborado a pedido do Governo, sobre o projetO que tramiwva em Ponugal, o qual propôs 
um artigo com a seguinte redação: "Considera-se imitada ou usurpada no tOdo ou em 
parte a marca destinada a produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta, 
que tenha tal semelhança gráfica, figu rativa ou fonética com outra já registrada que 
induza facilmente em erro ou confusão o consumidor. não podendo este distinguir as 
duas senão depois de exame atemo ou confronto. 2. O risco de confusão compreel1de o risco 
de associação". Também lembra a Diretiva Europeia que dispõe sobre marcas, cujo an, 42 
afirma que o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior,35 
A União Emopeia, na Diretiva 89/104/CEE, de 21.12.1988, incluiu, entre os casos 
de denegação ou de nulidade de registro, a hipótese na qual "exista por parte do público 
o risco de confusão, que compreenda o risco de associação com a marca anterior". 
Há uma inegável extensão da proteção da marca quando se considera que a asso-
ciação entre as marcas integra o conceito de confusão. 
Mas adverte o Prof, Ascensão que "o risco de associação tem de ser provado em 
concreto, Só quando houver circunstâncias que permitam afirmar que naquele caso se 
cria esse risco o preceito é invocável. Além disso haverá ainda que demonstrar a lesão 
dos interesses do titular da marca regist rada, exigência que a lei não faz nos casos 
normais" .36 
Nossa lei, como já se disse, faz a distinção: confusão ou associação. 
19, Ao versar sobre a imitação, o atual izador da obra de Gama Cerqueira refere a 
possibilidade de confusão como um seu efeito danoso: 
"Note-se que os elementos para formação do conceito moderno de imitação 
podem ser colhidos dos incisos XIX e XXII I do ano 124 da l ei de Propriedade 
Industrial e que ainda estão ancorados na possibilidade de causar confusão" Y 
Não basta a "simples similitude" entre as marcas se ela não for suficientemente 
forte a gerar confusão entre a identidade dos produtos.38 
" CARVALHO, Américo da Silva. Direito de marcas. Coimbra; Coimbra Ed., 2004 . p. 59·60, nota I. 
)6 ASCENSÃO, José de Oliveira. As funçõcs da marca e os descritores (mWlIagS) na imernet. ASSOCIA· 
çÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL Direito industrial. Coimbra: Almedina, 2003. v. 3. p. 12. 
), CERQUE IRA, João da Gama. Tratado da propriedade indumia/: das marcas de fábrica e de comércio. do 
nome comercial, das insfgnias, das frases de propaganda e das rc<:ompensas industriais, da concorrência 
desleal. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2010. v. 2, t. 2, pane 3, p. 48. 
lO TJRS. Ap. Cív. 598443851, Décima Quarta Câmara Cível, reI. Des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick, 
ac.de 18.3.1999. 
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Esclareça-se: a sllppressio não se confunde com a prescrição ou com a decadência. Para 
que haja a perda da pretensão pela suppressio, são exigidos cenas requisitos (inércia do 
credor durante longo tempo, possibilidade de o credor ter efetivado o direito do qual 
se desinteressou; a convicção do devedor de que o direito não mais seria exercido), 
enquanto para a prescrição ou para a decadência basta a fluência do tempo. 
23. Para que haja a indenização, deve haver um dano. Inexistente o dano - que se 
deCine como o prejuízo decorreme da violação -, incabível a reparação, uma vez que 
todo o nosso regime de responsabilidade civil está fu ndado no pressuposto do dano 
injusto. 
24. É certo que, em muitOs casos, a simples contrafação implica o dever de inde-
nizar, como acont ece na hipótese de alguém fabricar produto com o prestígio da marca 
de outrem.~6 Fora das situações em que o dano decorre imediatamente da violação, nos 
demais é necessária a prova do efetivo prejuízo causado pela alegada violação: 
"Marca. Título de estabelecimento. Lucro cessante. Prova. A prova do dan o 
(lucro cessante) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o 
deferimento de indenização a esse título, salvo quando do próprio fato surge a 
certeza do prejuízo, como ocorre com a colocação de produto no mercado com 
a marca de outrem".~ 7 
No mesmo sentido, há inúmeros outros julgados: 
"O Tri bunal local decidiu que, embora tenha havido o uso indevido da marca 
da autora, não restou comprovado nenhum prejuízo, razão pela qual inexiste, 
na preseme hipótese, o direico de indenização por perdas e danos, sequer, no 
âmbito dos lucros cessantes, tal como pretendido pela recorrente. Ressal te-se, 
inicialmente, que o acórdão impugnado não destoa da reiterada jurisprudência 
deste Superior Tribunal, firmada no semido de que, para a concessão de inde-
nização por perdas e danos com base em lucros cessantes, faz-se necessária a 
comprovação dos prejuízos sofridos pela parte.~8 
A prova do dano (lucros cessames) pelo uso indevido da marca ou do nome é 
necessária para o deferimento de inden ização a esse título.49 
.. STJ. REsp. 15.424/ SP' Quarta Turma, reI. />"Iin. Ruy Rosado de Aguiar Junior. ac. de 6.12. 1994. 
41 STJ. REsp. 316,275/ PR. Quarta Turma. reI. Min. Ruy Rosado de Aguiar JUnior. ac. de 18.9.200l. 
41 STJ. AgRg no AREsp. 111.842/SP, Terceira Turma. reI. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, ac. de 21.3.2013. 
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Aspectos da marca e sua proteção 485 
Inadmissível a condenação em perdas e danos, pela confusão provocada junto 
ao consumidor por marcas semelhantes, se não reconhecida a existência de 
prejuízo sofrido pela au1Ora".50 
Esses julgados estão fundamentados no enlendimenlo de que, embora a pretensão 
tenha sustento no ano 210 da Lei de Propriedade Industrial, a ela também se aplica o 
sistema do Código Civil para O deferimento de lucros cessantes, que exige a descrição 
e a comprovação do que razoavelmente a autora da ação indenizatória deixou de lucrar. 
25. A causalidade é pomo central da responsabilidade civil. 
Sabe-se que "o nexo de causalidade é o que liga o dano ao rato gerador, é o ele-
memo que indica quais são os danos que podem ser considerados como consequência 
do fato veriricado. [ ... ] Um fato é causa de um dano quando este seja consequência 
normalmente previsível daquele" .51 
Assim, a condenação a uma indenização que não tenha causa legítima viola o 
princípio que proíbe o enriquecimento indevido, expresso na cláusula geral do art. 
884 do Código Civil. 
26. Ainda uma observação. Pelo princípio do assim chamado disgorgelllenf, pode 
ser transferido ao lesado o beneficio que o autor da lesão auferiu com a violação do 
direito.52 Essa solução - cuja aplicação no Brasil depende de sua compatibilidade com 
O dispoSlO no ano 944 do Código Civil - está vinculada à existência de um proveito 
decorrente diretamente da violação. 
27. Sergio Savi estudou, no capítulo da responsabilidade civil, o denominado "lu-
cro da int ervenção", que significa o proveito obtido por aquele que, sem autorização, 
interfere nos direitos ou bens jurídicos de Outra pessoa, beneficio esse que decorre 
justamente dessa imervenção.5l 
Haverá indenização a esse título se a autora da violação auferir renda com o fato 
de usar a marca de outrem. Em suma: sendo função da responsabilidade civil remover 
o dano causado pelo ageme e sofrido pela vítima, inexistente o dano e o nexo causal, 
não há responsabilização possível. 
10 5TJ. REsp. 613.376/ SP' Terceira Tunna. reI. Min. Castro Filho. ac. de 19.9.2006. 
I1 NORONHA, Fernando. Di"ilO das obrigações: fundament os do direito das obrigações. introdução à res-
ponsabilidade civil. 2. ceI. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 2007. v. I, p. 475. 
!1 ROPPO. Vincenzo (Coord.). TraI/aIO drl contraI/o: rimedi 2. Milano: A. Giu(frc, 2006. v, 5, p. 893. 
!J SAVI, Sérgio. RNponsabi/idade civil t mriqutâmmro st'm causa: o lucro da intervenção. $,;io Paulo: Atlas, 
2012. p. 2, nota 3. 
28. A indenização deve atender aos critérios previstos na lei para a determinação 
dos lucros cessantes; a) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação 
não tivesse ocorrido; b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação; c) 
a remuneração que o autOr da violação teria pago pela concessão de uma licença (an. 
210 da LPi). 
29. Ao interpretar a regra do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, r. acórdão 
de lavra do Min. Luis Felipe Salomão assemou: "Conquanto os lucros cessantes devidos 
pelo uso indevido da marca sejam determinados pelo critério mais favorável ao preju-
dicado, conforme o art. 210, caput, da Lei n2 9.279/96, o critério de cálculo previsto na 
lei deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo 
'benefícios' presente no inciso 11, do ano 210, com a ideia de 'lucros'''.5~ 
30. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a prejudicialidade entre 
a ação de nulidade de patente e a que busca o reconhecimento da sua violação: 
"Propriedade industrial. Patente. Prejudicialidade eXlerna verificada. Necessidade 
de suspensão do feito. Acórdão recorrido em desacordo com o entendimento 
desta Corte". 55 
Constou no vow: "Este Tribunal Superior já firmou entendimento de que existe 
prejudicial idade externa decorrente da possibilidade de ser reconhecida a nulidade 
da parente em que se funda o objew principal em um processo extrínseco à presente 
demanda."56 
O precedente a que se refere esse julgado é o constante do REsp. 742.428/DF, da 
Quarta Turma, da mesma relatoria, ac. de 19.9.2006. assim ementado: 
"Prejudicialidade decorrente da possibi lidade de, em um processo extrínseco 
ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objelo 
principal da lide (ação ordinária e ação de nulidade)".57 
O VOto do Relator, depois de invocar a doutrina de Barbosa Moreira, Mauro Cappel-
lett i e Cândido Rangel Dinamarco, assim concluiu: "Essa prejudicialidade decorre da 
possibilidade de, em processo extrínseco à presente demanda. ser reconhecida a nuli-
dade da patente em que se funda o objew principal da lide" . 
.. STJ. REsp. 71O.376/RJ, Quarta Turma, reI. Min. Luis Felipe Salomão, ac. de 2.2.20JO. 
11 STJ. AgRgnos EDcJ noAg 1.228.68l/RS, Terceira Turma. reI. Min. Massami Uycda. ac. de 14.6.201 J. 
>6 STJ. AgRg nos EDcJ no Ag 1.228.68 I/RS, Terceira Turma. reI. Min. Massami Uyeda, ac. de 14.6.2011. 
I; STJ. REsp. 742,428/DF, Quarta Turma, reI. Min. Massami Uyeda, ac. de 19.9.2006. 
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Assim, nos termos exatos da lei, da doutrina e da jurisprudência, é de ser reconhe-
cida a prejudicialidade externa, nos termos do arrigo acima citado, suspendendo-se o 
processamemo da ação de violação, ajuizada em segundo lugar, cujo julgamento depende, 
logicamente, da solução que vier a ser dada à ação de nulidade parcial. 
3 J. O preseme anigo versou sobre: classificação da marca entre as matérias do 
direito de propriedade; sua definição; caracterís ti cas que deve apresentar um sinal 
para ser considerado marca; o que não pode constar da marca; a marca e os elemclHos 
descritivos; marca de aho renome e marca notória; clemelHo descritivo que se trans-
fo rma em marca; finalidade da marca; a função distintiva; confusão e associação elHre 
prod ut os; anigo do ProL Ascensão sobre o uso de descritores na internet; tempo para 
reclamação comra violação ao direito; as questões sobre a ex istência e a prova do dano 
(disgorgemeIJI e lucro da intervenção); prejudicialidade entre a ação de nulidade e a por 
violação. 
